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Por la cual se decide un recurso de apelacion

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucién N° 487 de 2 de enero de 2026, la Direccion de Signos Distintivos
nego el registro de la Marca FIX-ME (Mixta), solicitada por ELSA MARIA CASTRO RIVERA
y KELING CATANO AGUIRRE, para distinguir los siguientes productos que hacen parte
de la Clasificacion Internacional de Niza:

9: Software.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad
consagrada en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales,
ELSA MARIA CASTRO RIVERA y KELING CATANO AGUIRRE, interpusieron recurso de
apelacion en contra de la resolucion mencionada en el considerando primero, con el objeto
de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Aunque las marcas presentan cierta similitud fonética, dicha coincidencia no resulta
suficiente para generar riesgo de confusién en el consumidor medio. En primer lugar,
desde el punto de vista visual y grafico, las denominaciones presentan diferencias
evidentes: una de ellas se compone de una sola expresion continua (“fitzme”),
mientras que la otra se estructura de forma fraccionada mediante un guion (“Fix-Me”"),
lo cual introduce una pausa visual y conceptual clara.

Adicionalmente, el uso diferenciado de letras mayudsculas y mindsculas en la marca
solicitada refuerza su distintividad, generando una configuracion grafica particular
gue facilita su identificacion autdnoma en el mercado. Estas variaciones estructurales
y de composicion ortografica permiten que el consumidor, al enfrentarse a ambas
denominaciones, las distinga de manera rapida y sin dificultad, evitando cualquier
posibilidad real de confusion o asociacion indebida entre los signos.

(...)

Por su parte, la marca citada como fundamento de la negacién corresponde a un
signo de naturaleza mixta que, en realidad, se limita al uso de tipografias sin
incorporar elementos graficos arbitrarios, figurativos o distintivos adicionales. En
consecuencia, su componente relevante es esencialmente denominativo, lo que
refuerza la necesidad de efectuar el cotejo marcario con base en la configuracion
global de los signos y las diferencias visuales, estructurales y de presentacion
previamente expuestas.
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En este punto nos gustaria traer a colacion el caso de la Resolucién N° 49846 en la
gque se decide por esta delegatura otorgar el registro de la marca SIRU vs ZIRUS,
pues es un caso de similares caracteristicas en las que se enfrentaron estos dos
signos (...)

Se reitera que desde el criterio gréfico/visual de comparacion, tenemos que las
marcas a comparar, si bien tienen similitud en la palabra, las diferencias que se
presentan en los signos desde el punto de vista VISUAL saltan a la luz.

(..)

Al revisar el expediente de la marca opositora “Fitzme”, se advierte que su registro
en la clase 09 se formul6 de manera amplia e indeterminada. Por el contrario, la
marca de mis representados, aun dentro de la misma clasificacion, delimita su
cobertura de forma precisa al producto “software”

(..)

1. Los signos son ortogréfica y fonéticamente diferentes, comoquiera que el signo
solicitado “Fix-Me” es en si mismo distintivo y dista en todos los criterios existentes
de parecerse al signo en conflicto.

2. Los elementos nominativos y especialmente graficos que tienen de forma adicional
los signos logran diluir cualquier riesgo de confusion.

3. Los signos no comparten el mismo género, naturaleza y finalidades de las clases
que pretende distinguir la marca de mi cliente, por lo tanto, pueden coexistir en el
mercado, considerandose ademas que son diferentes en su parte ortografica,
fonética, gréafica y conceptual.”

Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas
las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del
recurso”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD
1.1. Literal a) del articulo 136 de la Decision 486

“No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion”.

1.2. Lanorma

De acuerdo con la disposicién andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos
para su aplicacion:

)] Que el signo solicitado sea idéntico 0 se asemeje a uno previamente solicitado o
registrado por un tercero.
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i)  Que exista conexidn competitiva entre los productos o servicios identificados por la
marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio,
ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea idéntico o
similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en
dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos
extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusién (directo o indirecto) y/o
riesgo de asociacion en el publico consumidor?.

Asi mismo, define el riesgo de confusion y de asociacion de la siguiente manera:

El riesgo de confusién puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusion
directo, esté caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o
servicio determinado crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion
indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la
realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciéon o vinculacion econémica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se debera examinar si entre los signos
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de
generar riesgo de confusion o de asociacion en el pablico consumidor, teniendo en cuenta
gue la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos:

Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el
punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,
la longitud de la o las palabras, el nimero de silabas, las raices, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el
riesgo de confusion sea mas palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La
determinacién de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba
tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe
tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusién entre los signos confrontados.

Conceptual o ideoldgica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor
idéntico y/o semejante.

Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gréficos de los signos
en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-1P-2021.
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Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? ha estipulado las siguientes
reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una
vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, grafica o
figurativa y conceptual o ideoldgica.

b) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un analisis
simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo,
sino que lo hard en momentos diferentes.

c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues
es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o
asociacion.

d) Alrealizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor y su
grado de percepcion, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que
se trate, bajo los siguientes criterios:

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios
de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte
del andlisis de confundibilidad. De acuerdo con las maximas de la
experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepcidon es variable en relacion
con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y
ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atencién del consumidor medio es un parametro importante
para el andlisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o
servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o
graduarse segun el tipo de producto del cual se trate, pues por via de
ejemplo no se presta el mismo nivel de atencién al adquirir productos
cosmeéticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(i) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor més informado
y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo
ciertos parametros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un
consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y
cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacién no
sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es
consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atencion al
cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(i) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor
absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas,
funcionales o préacticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo

2 lbidem.
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como soporte su alto grado de instruccién técnica o profesional. Dicho
consumidor hace una evaluacion mas prolija del bien o servicios que desea
adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional
competente al realizar el respectivo analisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el articulo 151 de la Decisidén 486, las clases de la Clasificacion
Internacional de Niza no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o
servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculacion, conexién o relacién entre productos
y/o servicios corresponde tomar en consideracion el grado de similitud de los signos
objeto de analisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexion cuando los productos (0 servicios) en cuestion resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin
problema alguno, al ser intercambiables entre si. En términos conceptuales, la
sustitucion se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la
sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendra en
consideracion la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de
precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de
comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del
consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de
modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis,
el cedrdn, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios

Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir
otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso
del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y
servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con
el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio
y un producto puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo
empresario (razonabilidad)

Existe conexion cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podria
asumir como razonable que los productos o servicios en cuestién provienen del mismo
empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende
agua embotellada.
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Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad
acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacién o conexion entre productos
y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar
relacion, vinculacion o conexién entre productos y/o servicios, pues estos
necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios
sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificacién
Internacional de Niza

La inclusién de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para
efectos de establecer la conexion competitiva entre los productos o servicios objeto de
andlisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan
productos o servicios pertenecientes a categorias 0 subcategorias disimiles, aunque
pertenecientes a una misma clase de la Clasificaciéon Internacional de Niza. Por tanto,
este criterio solo podra ser utilizado de manera complementaria para determinar la
existencia de conexion competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribucion o de comercializacion; los medios
de publicidad empleados; latecnologia empleada; la finalidad o funcién; el mismo
género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexion
competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género,
pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno
no son los productores del otro, no habra conexion competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el
mismo canal de comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de
publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de
conexion competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse
conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia de conexion
competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla
general, no existird conexién competitiva.

Por tal razon, para establecer la existencia de relacién, vinculacion o conexién entre
productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar
si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la
posibilidad razonable de provenir del mismo empresario™.

3 Ibidem.
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2. NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripcion del signo solicitado

FIX-ME

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento
nominativo consistente en las expresiones FIX-ME. Adicionalmente, la disposicion grafica
consta de un tipo caligrafico estandar, imagen en la parte superior de una gota invertida
gue contiene una caja con diversos elementos y reivindicacion de colores.

2.2. Naturaleza y descripcion de la marca previamente registrada

Tipo | Signo Titular Expediente Niza | Clase | Tramite Estado
Mixta | FITZME | Tech Fund SRL | SD2019/0101294 | 11 | 9,11 | Marca Registrada

fitzme

Certificado de Registro N° 692270

La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por el vocablo
FITZME en un tipo caligrafico estandar.

3. CASO CONCRETO
3.1. Analisis comparativo de los signos

En aplicacion a las reglas generales de comparacion desarrolladas por la jurisprudencia
andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que
cumple la funcion diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias,
ya que en estas ultimas es donde se percibe el riesgo de confusion o de asociacion, esta
Delegatura encuentra que el signo solicitado FIX-ME y la marca previamente registrada
FITZME son similarmente confundibles desde el plano ortografico y fonético, atendiendo
a la impresion global que los signos producen, debido a la inclusion de las expresiones
similares dentro de sus conjuntos.
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Por otra parte, se manifiesta que, no obstante los signos comparados son de naturaleza
mixta, es el elemento nominativo de cada uno de ellos el preponderante, por cuanto son
las palabras o expresiones verbales las que causan mayor impacto en el consumidor
medio, al ser aquellas que usaria para solicitar los productos y/o servicios protegidos con
estos. Es importante observar que el publico percibe los elementos denominativos de un
modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden
leer o se pueden asociar con una secuencia de letras.

Asi las cosas, es notable que los elementos gréficos de las marcas mixtas en
comparacién no desvirtian el riesgo de confusion y asociacién por las similitudes
ortogréficas y fonéticas de los elementos nominativos FIX-ME / FITZME, pues presentan
similitud en la extension de los signos (5 y 6 letras), coincidencias en el nimero de silabas
(2: FIX-ME / FITZ-ME), idénticas raices, terminaciones y secuencia vocalica (EIX-ME /
EITZME), resultando insuficiente remplazar las letras intermedias “TZ” por la consonante
“X” e incluir el guion en el signo solicitado, maxime teniendo en cuenta que las
consonantes “X” y “Z” no son tan lejanas en el efecto sonoro que producen.

En lo que respecta al plano conceptual, las expresiones FIX-ME / FITZME resultan ser
fantasiosas por no ser de comprension generalizada y no contar con significado en
espaniol, lo que deriva en que tienen como caracteristica cardinal ser altamente distintivas
de conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*.
En consecuencia, se desprende para estos signos previamente concedidos una
proteccion acentuada frente a las nuevas solicitudes similares, en razén al esfuerzo
inventivo plasmado en la marca.

Es necesario recordar que el consumidor de sus productos, habitualmente, no vera los
signos simultdneamente, sino que guardara simplemente un recuerdo imperfecto en su
memoria de los signos en cuestion y, ademas, el consumidor tiende a recordar las
similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores
previamente mencionados, lo probable es que el publico, cuando se encuentre ante el
signo reivindicado FIX-ME, lo confunda y pueda asociarlo errbneamente con la marca
registrada FITZME.

En consecuencia, el fragmento en el que recae la fuerza distintiva de la marca pretendida
FIX-ME presenta semejanzas ortogréficas evidentes con la marca previa FITZME,
coincidencia en el elemento distintivo principal que genera una similitud relevante entre
los signos enfrentados, causando que el consumidor medio de sus productos,
errbneamente piense que provienen del mismo origen empresarial 0 de empresas
econdmicamente vinculadas.

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusién y de asociacion frente a otros signos
previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad
relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el
ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones los
productos y servicios ofrecidos en el mercado, asi como salvaguarda los derechos del
titular del signo previamente registrado.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de septiembre de 2002, Marca nominativa de
fantasia: “La marca nominativa de fantasia identifica un producto o servicio a través de mas de una letra, digitos, nimeros, palabras,
frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con mas fuerza distintiva son las conformadas por
expresiones de fantasia, por esta razon son las que ofrecen el mayor grado de proteccion.
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3.2. Conexidad competitiva

Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura
atendiendo a los argumentos esbozados por el recurrente en su escrito de apelacion,
procedera a realizar el respectivo analisis de conexidad competitiva entre los productos
que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara la marca
registrada situandose en el lugar del consumidor, asi como su grado de percepcion de
conformidad con el tipo de servicios de que se trata.

Para lo cual, tendra en cuenta que la Decision 486 establece ciertas limitaciones y
excepciones al derecho exclusivo de la marca “ius prohibendi”, las cuales se encuentran
determinadas en los articulos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.

Adicionalmente, esta Delegatura considerara los criterios de conexidad competitiva
establecidos por la interpretacion IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el
grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos bajo
analisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar que
provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Asi mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados,
como factor de conexién competitiva se examinaran los canales de aprovisionamiento,
distribucion y/o de comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados en su
difusion, la tecnologia utilizada, su finalidad o funcion, y el género la naturaleza de los
productos o servicios.

El signo solicitado pretende distinguir:
9: Software.
La marca previamente registrada identifica:

9: Aparatos e instrumentos cientificos, de investigacion, de navegacion, geodésicos,
fotogréficos, cinematogréficos, audiovisuales, 6pticos, de pesaje, de medicion, de
sefalizacion, de deteccidon, de pruebas, de inspeccion, de control (inspeccién), de
salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de conduccién, distribucion,
transformacion, acumulacion, regulacion o control de la distribucion o consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabacion, transmision, reproduccion o
tratamiento de sonidos, imagenes o datos; soportes grabados o telecargables; software;
archivos de musica descargables, archivos de imagen descargables; soportes de registro
y almacenamiento digitales o analogos virgenes; mecanismos para aparatos que
funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de calculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, mascaras de buceo, tapones auditivos para
buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiracion para la natacion subacuéatica; extintores; altavoces inalambricos, altavoces;
ratones de ordenador (mouse) y teclados inalambricos; auriculares de diadema,
auriculares telefonicos, auriculares, auriculares para juegos, auriculares inalambricos,
almohadillas para cascos auriculares; alarmas; televisores; soporte de TV; cables
eléctricos, cables USB; fundas para cables eléctricos; cargadores electrénicos, pilas,
cargadores portéatiles; ordenadores; teléfonos, teléfonos celulares; carcasas de teléfono;
videoteléfonos; tomacorrientes; fundas para ordenadores portatiles; relojes inteligentes;
sefiales de niebla no explosivas; adaptadores eléctricos; altavoces, amplificadores;
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balanzas, baterias, cables de fibra Optica; cAmaras fotogréficas; camaras de video;
maquinas para contar y clasificar dinero; enchufes; escaneres; espejos (0ptica); estuches
para dispositivos electrénicos; maquinas facturadoras; gafas; hardware; laseres que no
sean para uso medico, lectores oOpticos, lectores de casetes / reproductores de casetes,
lectores de discos compactos / reproductores de discos compactos, lectores de DVD /
reproductores de DVD, lectores de libros electréonicos; memorias de ordenador /
memorias de computadora, memorias USB; micréfonos; monitores; pantallas; aparatos
de radio; relojes; robots humanoides dotados de inteligencia artificial, tocadiscos;
terminales de punto de venta.

Encuentra esta Delegatura que, pese a los argumentos del recurrente, existe relacion de
conexidad entre los productos distinguidos bajo la marca registrada y los que busca
distinguir el signo solicitado. Lo expresado, de suerte que el Unico producto reivindicado
(Software) también se encuentran dentro de la cobertura ya registrada en la clase 9
Internacional de Niza.

En consecuencia, se considera innecesario adelantar un andlisis mas riguroso de la
naturaleza y uso de los productos para desentrafiar su relacion, comoquiera que nos
encontramos frente a la misma clase de productos (Software), los cuales satisfacen las
mismas necesidades (finalidad paritaria) y se dirigen a un mismo publico, consideraciones
equivalentes que se sobreponen a la intencion de contrastar productos idénticos.

3.3. Independencia de las actuaciones

Respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colacién casos que, a
Su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesion de
registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administracion toma
sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias
especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el
cual no es preciso remitirnos a tramites diferentes decididos con anterioridad para
circunstancias, posiblemente, no analogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para
pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad juridica,
existiendo la posibilidad de tomar una posicién diferente en aras de interpretaciones mas
acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptacion marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda
objetar en algin momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la
Administracion, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias
distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la
Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y
en otro la rechace®”.

“Respecto de la autonomia (o independencia) que debe tener la oficina nacional
competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de
registro de marcas que se adopté en la Comunidad Andina se encuentra soportado
en la actividad autonoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.
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cada Pais Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y
es asi como el Capitulo I, del Titulo VI de la Decisién 486 regula el procedimiento de
registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el
procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomia se manifiesta, tanto en relacion con
decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de
independencia), como en relacion con sus propias decisiones™.

4. CONCLUSION

Segun las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolucién N°
487 de 2 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO 1: Confirmar la decisién contenida en la Resoluciéon N° 487 de 2 de enero de
2026 proferida por la Direccién de Signos Distintivos.

ARTICULO 2: Notificar a ELSA MARIA CASTRO RIVERA y KELING CATANO
AGUIRRE, parte solicitante, el contenido de la presente Resolucién, entregandole copia
de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 26 de mayo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

%MCQQC

PILAR MARIA GOYENECHE CARVAJAL

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-1P-2015, citado en el Proceso 99-1P-2020.
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